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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avsldr invindningen med ovanstiende nummer med
stéd av 21 § andra stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Inviindningen avser varumirket APOTEKET TIUGOFYRA (24), med registreringsnummer
382481, registrerat for annons- och reklamverksamhet; foretagsledning;
foretagsadministration; kontorstjanster, i klass 35, transport; emballering/paketering och
forvaring av gods; anordnande av resor, i klass 39.

Invindaren har yrkat att registrering 382481 skall upphévas och har som grund for
invandningen anfort att innehavarens varumirke ér forvixlingsbart med invéndarens firma
APOTEKET AKTIEBOLAG, med organisationsnummer 556138-6532, som enligt
verksamhetsbeskrivningen i Bolagsverkets néringslivsregister avser tillhandahéllande av
varor och tjdnster inom likemedelsomradet samt darmed forenlig verksamhet. Verksamheten
skall bedrivas pa sadant stt att en god lakemedelsforsdrining i Sverige frimjas.

Invindaren har dven anfort att innehavarens varumirke &r forvéixlingsbart med invéndarens
svenska varumérkesregistreringar 313142 APOTEKET BIET, for distribution av likemedel
och andra apoteksvaror, i klass 39, 308768 APOTEKET BJORKEN, 308745 APOTEKET
BJORNEN, 308746 APOTEKET BAVERN, 308765 APOTEKET C-W-SCHEELE, 308743
APOTEKET DRAKEN, 309366 APOTEKET EKEN, 308749 APOTEKET ELEFANTEN,
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308747 APOTEKET ENHORNINGEN, 309364 APOTEKET FALKEN, 309365
APOTEKET FENIX, 308769 APOTEKET FURAN, 308750 APOTEKET GRIPEN,
308751 APOTEKET HIORTEN, 308752 APOTEKET HAGERN, 308766 APOTEKET
KRONAN 341918 APOTEKET KURIR 1 figur, atergiven nedan, 308753 APOTEKET
LEJONET, 308770 APOTEKET LINNEAN, 308754 APOTEKET MARDEN, 308767
APOTEKET NORDSTJARNAN, 308755 APOTEKET ORMEN, 308756 APOTEKET
RENEN, 308757 APOTEKET STORKEN, 308758 APOTEKET SVALAN, 308759
APOTEKET SVANEN, 308760 APOTEKET SALEN, 308761 APOTEKET TRANAN,
308762 APOTEKET UGGLAN, 308763 APOTEKET ALGEN, 308764 APOTEKET
ORNEN, samtliga med disclaimer for ordet APOTEKET, 341919 APOTEKET DIREKT i
figur, atergiven nedan, samtliga for kundinformation och radgivning vid forsiljning av
lakemedel och andra apoteksvaror, 1 klass 35, distribution av likemede! och andra
apoteksvaror, 1 klass 39, 357312 APOTEKET DJURAPOTEKET i figur, atergiven nedan,
for kundinformation vid férséljning av veterindrlikemedel och veterinira varor, 1 klass 35,
och farmaceutisk rddgivning avseende veterinirldkemedel och veteriniira varor, i klass 42,
358013 APOTEKET HALSOTORGET i figur, atergiven nedan, for farmaceutiska och
hygieniska preparat, i klass 5, farmaceutisk radgivning, i klass 42. Samtliga ovannimnda
ordmiérken &r registrerade med disclaimer for ordet APOTEKET och samtliga ovanndmnda
figurmérken med disclaimer fr hela lydelsen. Vidare &beropas 305668 APOTEKET
KRONAN 1 figur, dtergiven nedan, registrerad f6r samtliga varor, i klass 5 och distribution
av ldkemedel, 1 klass 39.

K1 Apoteket Kurir

Invindarens varumérkesregistrering med reg.nr 341918

K1 Apoteket Direkt

Inviindarens varumérkesregistrering med reg.nr 541919

K1 Apoteket

Djurapoteket
Invindarens varumirkesregistrering med reg.nr 357312

K1 Apoteket Halsotorget

Inviindarens varumérkesregistrering med reg.nr 358013

L1 Apoteket Kionan

Invindarens varumarkesregistrering med reg.nr 305668 utférs i blatt, gréint och vitt

Invandaren har dven anfort att innehavarens marke ar forvaxlingsbart med inviandarens
gemenskapsregistrering 00437912 APOTEKETSHOP, for farmaceutiska och veterinéra
preparat; hygieniska preparat for medicinska dndamal; dietiska substanser anpassade for
medicinskt bruk, spidbarnsmat; plaster, férbandsmaterial; tandfyllningsmaterial; dentala
avtryckningsmassor, desinfektionsmedel, i klass 5, formedling av varor (fér annans rakning);
sammanstillning och visning av varusortiment for att méjliggéra for kunder och anvéndare
att fa information om och képa farmaceutiska preparat, hygieniska preparat och
forbandsmaterial, i klass 35, emballering av varor och gods; varuleveranser; distribution av
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paket och kollin; distribution av lakemedel och receptfria preparat och produkter, i klass 39,
medicinska tjdnster; veterinara tjénster; hygienisk vird och skonhetsvird f6r ménniskor;
konsultationstjanster relaterad till medicinsk hélsovard, i klass 44.

Vidare har invindaren anfort att innehavarens mérke &r forvixlingsbart med sékandens
inarbetade kinnetecken APOTEKET som &r vil ansett 1 Sverige.

Slutligen har invéindaren, som det fir forstds, dberopat 14 § forsta stycket, punkten 7
varumérkeslagen, och anfort att innehavarens ansdkan gjorts med full vetskap om
invindarens ovannimnda registreringar och att innehavaren hirigenom varit i ond tro, samt
att mérket dr Agnat att vilseleda allménheten och att det dérfor tillika forelegat
registreringshinder enligt punkten 2 i ovanndmnda lagrum.

Till stod f6r invéindningen har invindaren huvudsakligen anfort att dennes firma
registrerades ar 1989 och att inviindaren 4ven har en rad varumérkesregistreringar i vilka
ordet APOTEKET ingar. De tjdnster som innehavarens mirke avser ryms inom det
verksamhetsomrade for vilket invidndaren har registrerat sin firma varfér det rader identitet
mellan de tjinster som innehavaren och invéndaren tillhandahaller. Vid bedémningen av
huruvida miirkeslikhet féreligger skall beaktas invédndarens firma och mdrke APOTEKET
mot det identiska ordet APOTEKET som #r dominant i innehavarens mérke. Dominanten
APOTEKET i innehavarens mirke och APOTEKET i invdndarens mérken uttalas pa exakt
samma sitt. Enligt rittspraxis racker det inte med att gdra olika tilligg till ett varumérke som
innehas av nigon annan for att komma undan forvéaxlingshindret, sasom i detta fall det
beskrivande tilldgget i form av ordet TTUGOFYRA (24) som 4r ett vedertaget begrepp for
dygnet runt service. Det 4r mirkenas dominanta del APOTEKET som bér jimf6ras med
varandra varvid mérkena far anses som identiska.

Invandaren har vidare anfért foljande. APOTEKET ér ett vil ansett kiinnetecken i Sverige
for forsaljning och marknadsforing av likemede! och egenvardsprodukter. Ar 2006 var
stkandens omsittning 36,9 miljarder kronor och antalet anstéllda &r cirka 11 000. Till
styrkande av dessa uppgifter har inviindaren bifogat utdrag ur Nationalencyklopedin.
Invindarens omsittning kommer framst frin tre delomraden: forséljning av foreskrivna
likemedel, avtalsbaserad forsaljning till landsting, kommuner och foretag samt forséljning
av egenvardsldkemedel och &vriga hilsoprodukter. Den 17 april 2007 till och med den 3 maj
2007 genomfordes pa invindarens uppdrag en marknadsundersdkning avseende
kinnetecknet APOTEKET av foretaget Brand Eye, varav framkom féljande. 501 intervjuer
genomfdrdes med slumpvis utvalda konsumenter i dldrarna 16-74 4r. Det var 90 % (451 av
501) som spontant kopplade ihop ordet APOTEKET med sadana specifika tjdnster och
produkter som invéndaren tillhandahéller. Av samtliga respondenter var det 56 %, det vill
sdga 282 personer av 501 personer, som angav att kinnetecknet APOTEKET enbart kan
anviandas av ett foretag. Undersékningen visade séledes att en betydande del av
omsattningskretsen kinner till att APOTEKET é&r en beteckning for de varor och {jénster
som tilthandahalls under kinnetecknet. I en Corporate Image-mitning, en arlig undersékning
som miter ett foretags image, eller rykte, utférd av undersokningsforetaget Synovate,
virderades APOTEKET som ett av de frimsta bolagen nér det géller attityd till och
kiannedom om foretaget. Till styrkande av detta har inviindaren ingivit ett utdrag ur
inviindarens arsredovisning for dret 2006, I Corporate Image-métningen skedde intervjuer
via webben med personer i dldrarna 16-75 4r. Intervjuerna genomfordes mellan den 24
oktober och den 1 november 2006. Totalt genomférdes 1000 intervjuer. I méatningen framgér
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bl.a. att 74 % av respondenterna associerar APOTEKET med mediciner/férséljning av
lakemedel.

Innehavaren av varumérket har bestridit grunderna fér invéindningen och 1 huvudsak anfort
féljande. Detta drende skall beddmas pd samma sétt som PRV vid tidigare tillféllen provat
registrerbarheten i sig av ord som apoteks, apotekets, apoteket, apotek m.m. Vid ett stort
antal tillfiillen har i samband med granskningar av invéndarens manga varumirkesforslag
saken prévats. En disclaimer har da avkréavts for ord som apotek, apoteket och apotekets.
Dessa upprepade beslut om uttryckligt undantag f6r varumarkesrattslig ensamritt till orden
har innehavaren naturligtvis accepterat. Innehavaren har for att visa undantag fran ensamritt
bland annat bifogat registerutdrag for varumirken innehéllande ordet apotek. Vidare har
innehavaren hénvisat till Nationalencyklopedins definition av ordet apotek, ndmligen bland
annat “lokal for framstéllning och férséljning av ldkemedel”. Innehavaren har anfort att man
inte, vid en antagen helhetssyn, kan bortse frdn de sérskiljande men dven framtrddande och
ivgonfallande momenten i innehavarens varumirke, vilka 4r ordet TTUGOFYRA och
tvasifferkombinationen 24 inom parenteser. Tydliga savil som visuella, fonetiska och
konceptuella skillnader foreligger séledes. Det foreligger heller inte ndgon
varw/tjinsteslagslikhet mellan innehavarens mérke och invéndarens mérken.

Innehavaren har vidare anfort att ndgot skydd utanfor varuslagslikhetsgrénsen enligt 6 §
andra stycket varuméarkeslagen ej heller bor pardknas. Det vore orimligt om invindaren
skulle fi monopolisera ett uttryck som sa tydligt dr foremal for frihallningsbehov. En motsatt
slutsats skulle leda till olyckliga konkurrensbegransningar inte bara for sékanden utan savil
for andra nuvarande samt framtida marknadsaktérer.

SKAL

2 § varumiirkeslagen stadgar bland annat att det dven utan regisirering foérvérvas ensamritt
till ett varumiirke, dd méarket blivit inarbetat. Genom inarbetning forvirvas ensamritt ockséa
till andra s#rskilda varukdnnetecken som anvands i en néringsverksamhet. Ett kiinnetecken
anses inarbetat, om det hir i landet inom en betydande krets till vilken det riktar sig &r kéint
som beteckning for de varor som tillhandahalls under kénnetecknet.

Enligt 14 § 1 stycket punkten 2 far ett varumérke inte registreras om mérket r dgnat att
vilseleda allménheten.

Enligt 14 § forsta stycket punkten 6 far ett varumirke inte registreras om mérket 4r
forvixlingsbart med ett namn elier en firma som nagon annan anvénder i en
niringsverksamhet, med ndgon annans varumirke som &r registrerat efter tidigare ansékan
eller med nigon annans varukinnetecken som #r inarbetat da ansokan om registrering gors.

Av 14 § forsta stycket punkten 7 framgar att registreringshinder foreligger om mérket &r
forvixlingsbart med ett varukédnnetecken som vid tiden f6r ansdkan anvands av ndgon annan
samt ansdkan gjorts med vetskap om detta och s¢kanden inte anvént sitt mérke innan det
andra kdnnetecknet togs 1 bruk.

Av 14 § forsta stycket punkten 9 framgdr att ett varumérke inte far registreras om det. dr
forvixlingsbart med ett gemenskapsvarumirke som innehas av ndgon annan och &r
registrerat efter en tidigare ansékan.
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Enligt 6 § forsta stycket varumarkeslagen anses kénnetecken som huvudregel vara
forvixlingsbara endast om de avser varor/tjanster av samma eller liknande slag.

Avgtrande vid besvarandet av frigan om forvéxlingsbarhet foreligger blir, i de fall
varuslagstikhet kan konstateras, 1 vilken man k#nnetecknen kan anses likna varandra.
Bedémningen av denna fraga skall grundas pa det helhetsintryck mérkena formedlar och da i
forsta hand pa mérkenas visuella och fonetiska likhet. Hansyn skall dven tas till huruvida ord
och/eller figurer i de aktuella mérkena eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande
begreppsméssigt innehdll, varvid risken for att konsumenterna genom association uppfattar
att det rader ett samband mellan varumirkena skall beaktas. Aven ett mirkes
sarskiljningsférmaga skall beaktas vid bedémningen av forvaxlingsbarhet.

Enligt 6 § andra stycket varuméarkeslagen kan forvixlingsbarhet dven &beropas till f6rmén
for ett kinnetecken som &r vl ansett hir i landet, om anvindningen av ett annat liknande
kannetecken skulle dra otiliborlig fordel av eller skulle vara till forfang for det vil ansedda
kdnnetecknets sirskiljningsformaga eller anseende. Forvixlingsbarhet enligt andra stycket
forutsitts vara for handen i varje fall da risk finns for att anvindningen av ett yngre liknande
mérke kan linda det dldre mirket till forfang eller eljest dra otillborlig fordel av detsamma.
En otillbérlig fordel far anses foreligga sa snart ett yngre mérke drar ndgon nytta av
betydelse av det vil ansedda mérkets goodwill. Vid faststillande av vad som utgér ett vl
ansett” mirke i varumérkeslagens mening 4r graden av kiinnedom om mérket hos savil
aliminhet som omsittningskrets av stor vikt och i praktiken ofta den enda objektivt
avlasbara faktorn att ta i beaktande, trots att det aktuella kriteriet 4&r menat att vara kvalitativt,
i den meningen att dven andra goodwillskapande aspekter skall vdgas in 1 begreppet.
Huruvida ett mérke ér att betrakta som “vil ansett” eller inte kommer dock i praktiken att
vara avhingigt nivan av kdnnedom om mérket i fraga.

PRV gor f6ljande beddmning.

Det kan inledningsvis konstateras att det enligt PRV :s uppfattning inte rader
tjansteslagslikhet mellan innehavarens varumirke och invindarens firma da de tjlnster som
innehavarens varumirke avser i varumirkesréttsligt h4nseende skiljer sig fran den
verksamhet som bedrivs under invindarens firma APOTEKET AKTIEBOLAG.
Innehavarens mérke #r séledes inte forviixlingsbart med invindarens firma enligt 6 § forsta
stycket punkten 6 varumérkeslagen.

Invindaren har dven anfort att innehavarens varumirke 4r forvéxlingsbart med en rad
varumirkesregistreringar som invindaren innehar i vilka ordet APOTEKET ingdr. Vad avser
varu- och tjénsteslagslikheten mellan innehavarens registrering och dessa mérken kan
konstateras att viss tjdnsteslaglikhet i klass 39 foreligger mellan innehavarens mérke och de
motstaende varumirken som #r registrerade for distributionstjénster i klass 39. Vidare kan
konstateras att dven om vissa av inviindarens mérken i likhet med innehavarens mérke ar
registrerade for tjfnster i klass 35 #r dessa tjdnster av helt skilda slag da det i innehavarens
mirke giller bland annat annons- och reklamverksamhet och foretagsledning medan
invindarens mirken avser rddgivning vid férsiljning av olika typer av likemedel. Tjénsterna
véinder sig saledes till helt olika kundkretsar varfor tjansteslagslikhet ej beddms réda i storre
omfattning dn vad som ndmnts ovan.
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Vad avser invindarens dberopade gemenskapsvarumirke APOTEKETSHOP konstateras att
denna registrering och innehavarens registrering avser tjénster i klass 39 som 4r identiska
eller liknande, varfor tjiinsteslagslikhet foreligger i detta fall.

Vad avser mirkeslikheten mellan innehavarens registrering och de av invéndaren &beropade
kannetecknen kan féljande konstateras. Innehavarens varumérke bestar av lydelsen
APOTEKET TJUGOFYRA (24). Ordet APOTEKET i invéindarens registreringar kan anses
ha en begrinsad sirskiljningsforméga for den verksamhet som varumérkena avser. Den
dominerande delen i mérket utgérs ndmligen av den bestdmda formen av ordet "apotek” som
enligt Nationalencyklopedins (NE) elektroniska version p4 www.ne.se (s6kning 22 april
2008) 4r en “lokal for framstillning och forséljning av lakemedel”. Inviéndaren innehar en
rad dberopade varumirkesregistreringar for likemedelsrelaterade tjanster innehallande ordet
APOTEKET i kombination med ett sérskiljande ord, de flesta med en uttrycklig disclaimer
for ordet APOTEKET. Vad avser innehavarens mérke kan konstateras att férutom ordet
APOTEKET innehéller market siffran TITUGOFYRA (24). Innehavarens mérke och
inviandarens mirken far darfor, sedda i sina helheter, olika uttal och utseende samt ger en
betraktare olika associationer. Detsamma géller invindarens dberopade
gemenskapsvarumirke APOTEKETSHOP, dé de olika slutleden: ~SHOP i invéndarens
motanforda marke, respektive TTUGOFYRA (24) 1 innehavarens mérke, vid en
helhetsbedomning uppvisar betydande visuella, fonetiska och associationsméssiga
skillnader.

PRV finner diarmed att mérkeslikhet inte rdder mellan innehavarens registrering och
inviindarens aberopade registreringar samt att de, vid en helhetsbedémning, ¢j kan anses vara
forviaxlingsbara.

PRV overgar ddrmed till att avgéra huruvida APOTEKET kan anses utgéra ett kinnetecken
som #r va) ansett i Sverige och siledes kan tillgodorakna sig ett skydd som stricker sig
utanfér omradet for varuslagslikhet.

Av NE framgr bland annat att Apoteket AB ansvarar for landets likemedelsforsérjning och
att bolaget antog det nuvarande namnet 1998. Om man stker pa ordet "apotek”, i bestamd
form “apoteket”, framgér endast av NE att ordet har betydelsen lokal fér framstélining och
forsdljning av likemedel” i enlighet med vad ovan redogjorts for.

Det 4 m&jligt att varukénnetecknet APOTEKET ér att anse som inarbetat for invéndaren,
bland annat pa grund av h6g marknadsandel och lingvarig monopolstéllning. Sokanden har
emellertid inte genom det i drendet ingivna materialet visat att omséttningskretsen uppfattar
inviandarens mirke APOTEKET som ett kiinnetecken for just invindaren och inte som en
generisk beteckning varfor den ursprungliga bristen pd sérskiljningsformaga ej kan anses
vara avhjalpt.

D4 PRV har funnit att de motstdende kinnetecknen inte 4r férvixlingsbara &r de av
inviindaren Aberopade bestimmelserna i 14 § forsta stycket punkterna 2 och 7
varumirkeslagen inte tillimpliga i drendet.

Foljaktligen utgdr invandningen inte négot hinder mot registreringen. Invindningen skall
darfor avslas.
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05 JUN2008

Beslutat den

N PR

b7 \
/ .
Lena Frankenberg Glantz ™~ §

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet skall géra det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld till
Patentbesvirsritten, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Soderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som ¢verklagas och den &ndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skail ha kommit in till verket inom tva ménader fran
beslutets dag.




